Patentanwaltsprüfung I 2001

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Teil I

Verfahrensfragen:
1.  Verfahren entscheidungsreif ? 

· Grundsatz: schriftliches Verfahren, mit Ausnahme des § 69 MarkenG

· Ursprünglich wurde ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt (durch A)

· Später (verfahrensrechtlich mögliche) Rücknahme dieses Antrags

· Damit freies Ermessen des Gerichts, eine mündliche Verhandlung anberaumt werden soll

· Im übrigen sollte die Entscheidung dann entscheidungsreif sein, wenn den Parteien zu allen relevanten Gesichtspunkten das rechtliche Gehör eingeräumt wurde, § 78 MarkenG. Eine Versagung des rechtlichen Gehörs ist nicht ersichtlich

· vergleiche hierzu BGH Kupfer-Nickel-Legierung, GRUR 2000, 597.

· Im übrigen besteht kein Rechtsanspruch, dass den Parteien vorab der Termin der Beschlussfassung mitgeteilt wird

2. Äußerungsfrist für ausländischen Widersprechenden ? Kein Rechtsanspruch. Im übrigen gibt es ja für ausländische Mandanten den Vertretungszwang nach § 96 MarkenG und auch die Möglichkeit, selbst einen Antrag auf mündliche Verhandlung zu stellen.

Die Beschwerde hätte Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet wäre.

I   Wirksamkeit und Statthaftigkeit der Beschwerde

· Beschwerdegebühr, § 66 IV 1 MarkenG  (+)

· Grundsätzlich beschwerdefähig ? §§ 66 I 1, 64 I 1 MarkenG (+)

· Zustellung an A und N gem. § 28 III 2 MarkenG

II  Zulässigkeit

· A noch beschwerdeberechtigt ? 
- war am Widerspruchsverfahren beteiligt, § 66 I 2 MarkenG (+)
- (jetzige) mangelnde materiellrechtliche Befugnis unbeachtlich, es kommt nur auf die 
  förmliche Beteiligung am Hauptverfahren an, vgl. Althammer, § 66 Rdnr. 20
- eigene Beschwerdeberechtigung des Rechtsvorgängers (+)

 Die Zulässigkeit der Beschwerde begegnet keinen Bedenken.

III  Begründetheit der Beschwerde

1. Zulässigkeit des Widerspruchs

· Fristgerecht ?  §§ 42 I, 114 II  MarkenG:  
-  Fristbeginn 01.01.1998  (da Veröffentlichung der Registrierung am 18. Dezember 1997)
-  Fristende somit 1.4.1998, § 42 I  MarkenG
-  Einlegung: unbekannter Zeitpunkt  (+)

Aktivlegitimation der A-GmbH, § 82 I MarkenG, § 265 II 2 ZPO ?
- Marke wurde vor der Beschwerdeeinlegung auf die N-GmbH umgeschrieben (-)
- Wortlaut § 28 II MarkenG: Rechtsnachfolger kann Rechte geltend machen (muss es aber 
  nicht) (+)
- § 265 II 2 ZPO: A verweigert wohl konkludent, dass N neuer Verfahrensbeteiligter wird, 
  ( A weiterhin Verfahrensbeteiligter (vgl. Althammer, § 28 Rdnr. 15)
- fehlende Zustimmung des Beschwerdegegners zur Verfahrensstellung des A 
  unbeachtlich
- BGH MTS, GRUR 2000, 892 (bzgl. Anmeldeverfahren, hier aber wohl analog):
   Der Rechtsnachfolger kann nach §§ 31, 28 Abs. 2 MarkenG vom Zeitpunkt des  
   Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Patentamt den 
   Anspruch aus der Anmeldung geltend machen. Setzt der Rechtsnachfolger das 
   Anmeldeverfahren aber nicht selbst fort, so kann der Rechtsvorgänger den Anspruch auf 
   Eintragung der angemeldeten Marke weiterverfolgen.
( Aktivlegitimation gegeben
 Die Zulässigkeit des Widerspruchs begegnet keinen Bedenken 

2. Begründetheit des Widerspruchs
Die angegriffene Marke wäre zu löschen, wenn die Gefahr bestünde, dass sie mit der Widerspruchsmarke im Sinne von § 42 II MarkenG i. V. m. § 9 I Nr. 2 MarkenG verwechslungsfähig wäre.

1. Benutzungslage der Widerspruchsmarke

· NBE vom 22. Oktober 1999 zulässig ? 
 Wäre gegeben wenn zu diesem Zeitpunkt die Benutzungsschonfrist gem. § 43 I 1
  MarkenG i. V. m. §§ 116 I, 115 II MarkenG abgelaufen wäre.
- Beginn der Benutzungsschonfrist ist der Tag des Fristablaufs der §§ 116 I, 115 II 
  MarkenG, vgl. auch Althammer, § 115 Rdnr. 4): 1 Jahr nach internat. Registrierung, 
  d.h. ????  (unbekannter Zeitpunkt !)
- § 115 II 2. HS MarkenG: abschließende Mitteilung des DPMA über die 
  Schutzbewilligung am 20. Januar 1995
- Ende der Benutzungsschonfrist: 20.01.2000
- NBE unzulässig !
- „jedenfalls nunmehr zulässig“ ? Die NBE wird durch den reinen Zeitlauf nach dem 20. 
  Januar 2001 auch nicht zulässig, vgl. Althammer, § 43 Rdnr. 23.

· NBE vom 20.3.2000 zulässig ?
- Zeitpunkt nach Ende der Benutzungsschonfrist: (+)
- welche Einrede formal erhoben ? nach Satz 1 und Satz 2 
- zulässige NBE ? nur die nach Satz 2, da Wi-Marke weniger als 5 Jahre eingetragen (seit 
  18.12.1997)

· Schriftsatz vom 08.11.2000: „NBE wird nicht weiter aufrechterhalten“: wie zu bewerten ? Keine klare Aussage unmittelbar entnehmbar, daher auszulegen gem. §§ 133, 157 BGB:
- Verzicht, § 307 ZPO ? (-) zwar auch konkludent möglich, da dies aber ein aber 
   endgültiger Rechtsverzicht ist müsste ein Verzicht klar erkennbar sein
- Geständnis, § 288 ZPO ? geht nur bei Tatsachen; hier eine Rechtsfrage
- hier wohl § 138 III ZPO (+) Inhaber der angegriffenen Marke stellt die Benutzung bzgl. 
  der glaubhaft gemachten Waren unstreitig, strittig ist weiterhin die Benutzung bzgl. der 
  übrigen Waren/DL
- vgl. hierzu BGH Bayer/Baychem, GRUR 2000, 886

· Glaubhaftmachung:
a.) Tatsachenvortrag schlüssig ? (+) unproblematisch
b.) Tatsachenvortrag glaubhaft ? (+) für „Webstoffe, Garne für textile Zwecke“

· Zwischenergebnis: es stehen sich „Webstoffe, Garne für textile Zwecke“ (Wi-Marke) und „Bekleidungsstücke, Ausrüstung für den Golfsport, Organisation von Golf-Events“ (angegriffene Marke) gegenüber

· Nachträgliche Beschränkung der Waren der angegriffenen Marke wirksam ?
- materiellrechtlich keine Beschränkung der Waren der angegriffenen Marke möglich, 
  da dies die Verfügung eines Nichtberechtigten (des A) ohne Einwilligung des 
  Rechtsnachfolgers N wäre, § 185 I BGB.
- aber Registerlegitimation des § 28 I MarkenG ?
- § 28 I MarkenG (-), da Umschreibung die gesetzliche Vermutung des § 28 I MarkenG 
  beseitigt
- deshalb mangels Einwilligung des N Beschränkung unwirksam, vgl. TABU #237, S.5


2. VWG 
2.1 Warenähnlichkeit

·  Zu berücksichtigende Waren zunächst: 
- „Bekleidungsstücke“ (angegriffene Marke), bzw. 
- „Webstoffe; Garne für textile Zwecke“ (Widerspruchsmarke)

· aber: Teilrücknahme des Widerspruchs auf „Bekleidungsstücke für den Golfsport“ (vergleiche Seite 2 Abs. 5)

· Problem: angegriffene Marke beinhaltet keine „Bekleidungsstücke für den Golfsport“: wie die Teilrücknahme auszulegen, §§ 133, 157 BGB ?

· Der wahre Wille des Inhabers der angegriffenen Marke besteht darin, die Ware „Bekleidungsstücke“ anzugreifen. Daher keine Änderung bezüglich der zu berücksichtigenden Waren (ist dies eine Umdeutung i.S.v. § 140 BGB ?).

· Im Regelfall stünden sich Waren unterschiedlicher Fertigungsstufe gegenüber, sodass keine Ähnlichkeit vorliegen würde, vgl. Althammer,  § 9, Rdnr. 64. Unter dem Gesichtspunkt der „begleitenden Marke“ ist jedoch gerade im Textilbereich eine Warenähnlichkeit von Vorprodukten und den fertigen Bekleidungsstücken zu bejahen, vgl. Althammer § 9 Rdnr. 71.
· vgl. BGH Dolan, GRUR 1970, 80:
Der Regelsatz, daß Vor- und Fertigprodukte nicht warengleichartig sind, ist auf synthetische Fasern einerseits und Fertigkleidung andererseits nicht anzuwenden, da es in der Textilbranche üblich geworden ist, das Zeichen für die Faser als sogenannte begleitende Marke auch an der Fertigware anzubringen und die Fasermarke auch in der Werbung für die Fertigware dem Letztverbraucher bekannt zu machen.

·  Ergebnis: hohe Warenidentität
2. 2 Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke: durchschnittlich 


2.3 Markenähnlichkeit

· Gesamteindruck (-) da Wortmarke und Wort-/Bildmarke

· Orientierung am Wortbestandteil „EAGLE“  als den einfachsten Bestandteil, den man sich merken kann, zumal das Bildelement (der Vogel) sich begrifflich auf das Wort bezieht (+)

· Eagle Sport:  tritt hier das Element „Eagle“  deutlich in den Vordergrund und verdrängt insofern dem Bestandteil „Sport“ ? (+): „Sport“ unmittelbar beschreibend für den Verwendungszweck eines Teils der Waren

( Markenidentität (+)

· VWG (+)

· Tenor: 
1.  Der Beschluss wird hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Ausrüstung für den 
     Golfsport; Organisation von Golf-Events“  aufgehoben
2.  Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. 

Teil II

Vorbemerkung:

· Ausschließungspatent: gewährte einen Ausschließungsrechte gegenüber Dritten, das heißt ein Unterlassungsanspruch
· Wirtschaftspatent: gewährte kein Ausschließungsrechte gegenüber Dritten. Für Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder in einem sozialistischen Betrieb oder staatlichen Organen oder mit dessen Unterstützung entstanden waren, konnte nur ein Wirtschaftspatente erteilt werden, vgl. Busse, Einleitung Rdnr. 27

Frage a.)

· Rechtsgrundlage für Inanspruchnahme: §§ 5 S.1, 4 I ErstrG i.V.m. §§ 139, 9 PatG

Frage b.)

· Aus § 17 I DD- PatG (TABU #101a) i.V.m. §§ 5 VI, VII und 6 DD-PatG geht hervor, dass es sich bei dem Ausschließungspatent um ein ungeprüftes Schutzrecht handelt. Somit kann der Mandant einen Prüfungsantrag gem. § 12 I ErstrG stellen. Bei der Prüfung (nach DD-PatG-Recht, vgl. § 5 S.1 ErstrG) ergeht möglicherweise ein Zurückweisungs-beschluss.

· Hierbei ist nur der Patentinhaber Verfahrensbeteiligter, sodass die Einbringung der recherchierten Dokumente in das Prüfungsverfahren gem. § 43 III 3 PatG (Verfahrensrecht ist BRD-Recht, § 5 S.2 ErstrG) nicht zu empfehlen ist.

· Gegen die Aufrechterhaltung des Ausschließungspatents kann ferner Einspruch nach § 59 PatG erhoben werden, § 12 III 3 ErstrG. Nur Material mit einem Zeitrang vor dem 3.7.86 (nicht vor 1987, s. Pkt b)! )

· Entgegen § 81 II PatG kann auch parallel zum Einspruchsverfahren eine Nichtigkeitsklage erhoben werden, § 12 IV ErstrG.

· Im Einspruchsverfahren und im Nichtigkeitsverfahren wäre der Mandant jeweils Verfahrensbeteiligter.

· Ggf. Weiterbenutzungsrecht, § 9 ErstrG

· Was soll die DE-West Priorität ???

Frage c.)

· Sowohl vor dem DPMA,  als auch vor dem BPatG gibt es kein Anwaltszwang, sodass der Mandant die Streitverfahren auch durch Herrn L. durchführen lassen kann.

